Sygn. akt XX GWwp 33/19

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 29 stycznia 2020 roku

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII Sad Unijnych Znakéw Towarowych 1 Wzorow
Wspolnotowych
w skladzie:
Przewodniczacy: SSO Ewa Dietkow
Protokolant: Katarzyna Karpinska
po rozpoznaniu na rozprawie 15 stycznia 2020 roku w Warszawie
sprawy z powodztwa R. spotka z ograniczong odpowiedzialnoS$cig z siedziba w Suchym
Lesie
przeciwko A.K. i M. B.
o ochrong prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego, nakazanie zaniechania popelniania
czyndéw nieuczciwej konkurencji i zaptate

1. oddala powodztwo;

2. zasadza od powoda na rzecz pozwanych solidarnie kwote 5.314,00 PLN (pie¢ tysiecy

trzysta czternascie ztotych) tytulem zwrotu kosztéw procesu.

SSO Ewa Dietkow



Sygn. akt XX11 GWwp 33/19

Uzasadnienie

W  pozwie zlozonym 6 wrzesnia 2019 roku powod R. spotka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Suchym Lesie wnidst o:

1) zakazanie pozwanemu A.K. naruszania praw powoda polegajacego na bezprawnym
wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, sktadowaniu i wprowadzaniu do obrotu zegarkow
charakteryzujacych si¢ facznie takimi cechami jak: tarcza ztozona z tzw. ,,zaluzji”, czyli paska
0 innym odcieniu kolorystycznym przechodzacego S$rodek tarczy, ze wskazowkami
wystepujacymi na wezszej czg$cl tarczy oraz tarczy umieszczone] na podwdjnym pasku,
oznaczanymi obecnie jako ,,.Bruno Calvani Design” niezaleznie od zastosowanej w nich
kolorystyki, nazwy handlowej i od wszelkich innych oznaczen jakimi moga by¢ opatrzone, w
szczegolnosci o nastepujacym wygladzie:

1. BC2606-BZ

3. BC2606-R



5. BC2606-S

w ktorych to produktach zostal zastosowany wzor wspolnotowy zarejestrowany za numerem
RCD 002260695-0013 na rzecz powoda;

2) zakazanie pozwanej M.B. naruszania praw powoda polegajacego na bezprawnym
wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, skladowaniu i1 wprowadzaniu do obrotu
zegarkOdw charakteryzujacych sie tacznie takimi cechami jak: tarcza ztozona z tzw.
»zaluzji”, czyli paska o innym odcieniu kolorystycznym przechodzacego srodek
tarczy, ze wskazoOwkami wystepujacymi na wezszej czeScl tarczy oraz tarczy
umieszczonej na podwdjnym pasku, oznaczanymi obecnie jako ,,Bruno Calvani
Design” niezaleznie od zastosowanej w nich kolorystyki, nazwy handlowej i od
wszelkich innych oznaczen jakimi moga by¢ opatrzone, w szczeg6lnosci o

nastepujacym wygladzie:



1. BC2606-BZ

5. BC2606-S



w ktorych to produktach zostal zastosowany wzor wspolnotowy zarejestrowany za numerem

RCD 002260695-0013 na rzecz powoda;

3)

4)

nakazanie pozwanemu A.K. zaniechania popelniania na szkod¢e powoda czynow
nieuczciwej konkurencji, polegajacych na oferowaniu, eksportowaniu, reklamowaniu,
wprowadzaniu do obrotu oraz sktadowaniu w celu wprowadzania do obrotu zegarkow
opisanych w punkcie 1 i 2 tj. zegarkow stanowigcych nasladownictwo produktow
powoda i ktore to dziatanie jest dzialaniem sprzecznym z prawem i dobrymi
obyczajami, naruszajagcymi interes powoda;

nakazanie pozwanej M. B. zaniechania popelniania na szkode powoda czynow
nieuczciwej konkurencji, polegajacych na oferowaniu, eksportowaniu, reklamowaniu,
wprowadzaniu do obrotu oraz sktadowaniu w celu wprowadzania do obrotu zegarkow
opisanych w punkcie 1 i 2 tj. zegarkow stanowigcych nasladownictwo produktow
powoda 1 ktore to dziatanie jest dzialaniem sprzecznym z prawem 1 dobrymi

obyczajami, naruszajacymi interes powoda;

5) nakazanie pozwanym solidarnie usuni¢cia skutkow dokonanych naruszen poprzez: a)

zniszczenie w terminie 30 dni od daty prawomocnosci wyroku wszystkich
egzemplarzy zegarkéw bedacych w posiadaniu pozwanych naruszajacych wzor
wspolnotowy zarejestrowany w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wlasnos$ci
Intelektualnej pod numerem RCD 002260695-0013 w szczegodlnosci oferowanych
przez pozwanych do sprzedazy pod numerami referencyjnymi BC2606-BZ, BC2606-
C, BC2606-R, BC2606-RR, BC2606-S o wygladzie i cechach przedstawionych jak w
pkt 1) i 2) powyzej, niezaleznie od ich koloru; b) zniszczenie w terminie 30 dni od
daty prawomocnosci wyroku wszystkich bedacych wiasnoscig pozwanych materiatow
reklamowych, cennikow lub ofert dotyczacych zegarkéw naruszajacych wzor
wspolnotowy  zarejestrowany w Urzedzie Unii  Europejskiej ds. Wlasnosci
Intelektualnej pod numerem RCD 002260695-0013, w szczegbdlnosci oferowanych

przez pozwanych do sprzedazy zegarkéw ,,.Bruno Calvani Design” pod numerami
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6)

7)

8)

referencyjnymi BC2606-BZ, BC2606-C, BC2606-R, BC2606-RR, BC2606-S o
wygladzie i cechach przedstawionych jak w pkt 1) i 2) powyzej; ¢) wycofanie od
dystrybutoréw i partnerow handlowych zegarkow bedacych wtasnoscig pozwanych o
oferowanych przez pozwanych do sprzedazy pod numerami referencyjnymi BC2606-
BZ, BC2606-C, BC2606-R, BC2606-RR, BC2606-S o wygladzie i cechach
przedstawionych jak w pkt 1) i 2) powyzej;

zasadzenie od solidarnie pozwanych na rzecz powoda kwoty 20.000,00 zt wraz z
ustawowymi odsetkami za opdznienie w wysokosci ustawowej od dnia
przypadajacego po dniu doreczenia pozwanym odpisu pozwu w niniejszej sprawie do
dnia zaptaty;

nakazanie pozwanym solidarnie w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia si¢
wyroku na ich koszt podania do publicznej wiadomosci informacji o zapadlym
orzeczeniu poprzez zamieszczenie informacji w wydaniu gldéwnym dziennika ,,(...)” na
2 stronie, na biatym tle o wielkosci co najmniej 15 cm szerokosci i co najmniej 15 cm
wysokosci czcionka Arial koloru czarnego wielkosci 14 o nastgpujacej tresci:
»Wyrokiem z dnia .. Sad Okregowy w Warszawie, Wydziat XXII Sad
Wspoélnotowych Znakéw Towarowych i Wzoréw Przemystowych zakazat A.K. i M.B.
prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg B. S.C. naruszania praw R. Sp. z
0.0., nalezacej do spotek z Grupy A., poprzez zakazanie produkcji, oferowania,
eksportu, reklamowania wprowadzania do obrotu zegarkdéw z oznaczeniem w
szczegdlnosci o numerach referencyjnych: BC2606-BZ, BC2606-C, BC2606-R,
BC2606-RR, BC2606-S naruszajacych prawa wlasnosci intelektualnej R. Sp. z 0.0 do
wzoru wspolnotowego nr RCD 002260695-0013;

nakazanie pozwanym solidarnie opublikowania na ich koszt w terminie 30 dni od daty
uprawomocnienia si¢ wyroku w niniejszej sprawie w wydaniu gtéwnym dziennika
»(--.)” na 2 stronie o§wiadczenia odpowiedniej formie tj. na biatym tle o wielkosci co
najmniej 15 cm szerokosci 1 co najmniej 15 cm wysokosci czcionkg Arial koloru
czarnego wielkosci 14 oraz o nastgpujacej tresci: ,,A.K. i M.B. prowadzacy
dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg B. S.C. niniejszym przepraszaja R. sp. Z 0.0. z
siedzibg w Suchym Lesie, nalezaca do spotek z Grupy A. za wprowadzanie do obrotu
zegarkow, co stanowilto czyn nieuczciwej konkurencji poprzez naruszenie interesu R.
Sp. z 0.0., Co stanowi naruszenie praw R. sp. z 0.0. i wprowadzito klientow Grupy A.
w btad. Z powodu dopuszczenia si¢ wskazanego naruszenia A.K. i M.B. prowadzacy

dziatalnos$¢ gospodarcza pod firmg B. S.C. wyrazaja ubolewanie i zobowigzujemy si¢
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nie podejmowac takich dziatan w przysztosci. Publikacja niniejszych przeprosin jest
konsekwencja przegranego procesu sagdowego”;

9) zasadzenie od Pozwanych solidarnie na rzecz Powoda zwrotu kosztow postepowania,
w tym kosztow zastgpstwa procesowego, w wysokosci wedtug norm przepisanych

oraz zwrotu optaty skarbowej uiszczonej od pelnomocnictwa.

Pozwani A.K. i M. B.wnosili o oddalenie powddztwa i zasadzenie kosztow procesu.

Sad Okrggowy ustalil stan faktyczny:
Powod od 2002 roku prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza, ktorej przedmiotem jest: produkcja
wyrobdw jubilerskich i podobnych, sprzedaz hurtowa zegarkow, zegaréw 1 bizuterii, naprawa
zegarkOow, zegaré6w 1 bizuterii, obrobka metali i nakladanie powlok na metale, reklama,
badanie rynku i opinii publicznej, dzierzawa wlasnosci intelektualnej i podobnych produktow
z wylaczeniem prac chronionych prawem autorskim, dziatalno$¢ zwigzana z obstugg rynku
nieruchomosci, pozostate formy udzielania kredytow, pozostata finansowa dziatalnos¢
ustugowa, produkcja sztucznej bizuterii — dowod — odpis z KRS k. 22-25. Powdd jest jednym
z przedsigbiorstw wchodzacych w sktad grupy A.— bezsporne. Powdéd ma prawo do
zarejestrowanego 21 czerwca 2013 roku przez EUIPO pod numerem 002260695-0013 wzoru
wspolnotowego dla zegarkow — dowod — $wiadectwo rejestracji K. 28-29. Przedmiotem
wedlug wzoru wspdlnotowego RCD 002260695-0013 jest zegarek, o uktadzie elementow
stanowigcym o jego wygladzie, przedstawiony na rzucie zamieszczonym w certyfikacie

rejestracji wzoru, zaprezentowanym ponizej:

Prawo z rejestracji wzoru wspdlnotowego RCD 002260695-0013 dotyczy zegarka, ktory ma
elementy typowe dla innych zegarkow takie jak: koperta z widoczng tarcza, na ktorej
usytuowane sg wskazowki oraz oznaczenia godzin, pokretlo do ustawiania wskazowek, ktore
znajduje si¢ po prawej stronie koperty, pasek/bransoleta oraz elementy mocujace

pasek/bransolete po obu stronach koperty. Koperta wzoru RCD 002260695-0013 jest okragta
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I ma na tarczy charakterystyczne dwa obszary. Pierwszy z obszaréw tarczy ma ksztatt
szerokiego pasa przecinajacego Srodek tarczy, wyrdzniajacego si¢ innym odcieniem Koloru, w
ktorym wykonany zostat caty zegarek i znajduje si¢ centralnej czeSci tarczy zegarka. W polu
tego pierwszego obszaru znajdujg si¢ dwie wskazdéwki: godzinowa 1 minutowa oraz cztery
indeksy wskazujace odpowiednio na godzing 12, 3, 6 i 9. Oznaczenia godzin (indeksy) maja
charakter odcinkow ulozonych na wyr6znionym obszarze pasa przecinajacego tarcz¢ zegarka
tzw. ,,zaluzji” - typowo dla uktadu godzin w zegarkach. Gorny i dolny indeks ma ksztatt
wydtuzony w stosunku do indekséw umieszonych po prawej i lewej stronie wyrdéznionego,
centralnego obszaru tarczy. Pozostaty obszar tarczy ma kolor w odcieniu, w ktorym zegarek
zostat zaprojektowany — dowod — $wiadectwo rejestracji jw. Powod wprowadza do obrotu
wiele marek zegarkoéw, jedng z nich jest dostepna na rynku od 2007 roku marka ,,Elixa”, a
popularnym modelem zegarkow oferowanych przez A. sg zegarki z kolekcji ,,Finesse”, m.in.
te o numerach referencyjnych: E069-L472, E069-L.233, E069-L232, E069-L.234, E069-1L.235,
E069-L236, E069-L237, E069-L238, E069-L262, E069-L263, w ktorych powdd od 2013
roku wykorzystuje wzor wspolnotowy nr 002260695-0013, a ktorych wizerunki prezentujg si¢

nastepujaco:

1) E069-L472
- -

3) E069-L232



5) E069-L.235

6) E069-L.236

7) E069-L237



Zegarki te powod sprzedaje online za posrednictwem sklepu internetowego www.elixa.net, za
posrednictwem dystrybutoréw wyznaczonych w réznych krajach w Europie 1 na $wiecie, a

takze w sprzedazy prowadzonej w sklepach stacjonarnych na terenie P., C., S. i H.— dowod —
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faktury sprzedazy przez powoda zegarkow w 2016 roku k. 34-35, 48-49,w 2017 roku k. 36-
38, 50-51, w 2018 roku k. 39-40, 52-55, w 2019 roku k. 41-42, wydruki ze strony www.
(...).net k. 57-153. Model zegarka ,Elixa” z kolekcji Finess, ktorego rézne warianty
kolorystyczne wystepuja pod numerami referencyjnymi: E069-1L472, E069-L233, E069-L232,
E069-L234, E069-L235, E069-L236, E069-L237, E069-L238, E069-L262, E069-L263,
znajduje si¢ w katalogu zegarkow ,,Elixa” na rok 2015 — dowod — katalog k. 165. Model w
biatym wariancie kolorystycznym byt elementem sesji zdjgeciowe] po raz pierwszy
przeprowadzonej ze znang modelkg Z.B., a zdj¢cie wykonane na tej sesji promowalo ten
model zegarka w reklamie telewizyjnej oraz w innych rodzajach reklamy — dowod — sesja
zdjeciowa na ptycie CD k. 154, fotografie reklamowe k. 155-164. Model w r6zowym
wariancie kolorystycznym o numerze referencyjnym E069-1.472 byt oferowany przez powoda
w ramach akcji antynowotworowej, w ktorej 30% ceny kazdego sprzedanego zegarka ,,Elixa”
z 16z0wa wstazka jest przekazywane na dziatalno$¢ Kampanii (...) — dowod — fotografie stron
k. 238-243. Powdd prowadzi takze inne zakrojone na szerokg skale dziatania marketingowe i
reklamowe zegarkow ,,Elixa” , realizowane byly spoty reklamowe, sesje zdjgciowe, tysigce
ukazan w prasie, jak 1 w mediach cyfrowych, w ostatnich latach rowniez za granicag — ,,Elixa”
jest znana poza Polska — dowod - wydruki ze strony www. (...).net k. 247-267. Zegarki
,,Elixa” sg intensywnie promowane podczas wydarzen z branzy modowej, miedzy innymi na
(...) edycji konkursu (...), podczas gali (...) w W.oraz wraz z (...) edycjag magazynu (...)
prezentowata si¢ podczas wiosennej edycji (...) , ,Elixa” byla wystawiana podczas
$wiatowych targéw zegarkowych (...) - dowdd - wydruki ze strony www. (...).net k. 247-267.
Pozwani A.K. i M. B. prowadza dziatalnos¢ gospodarcza od 2001 roku w formie spotki
cywilnej B. — dowdd — informacja z CEIDG k. 26-27.

Pozwani informowali o ofercie sprzedazy za posrednictwem strony Www. (...).pl — dowod —
fotografia strony k. 268. Na stronie http:// (...) pozwani informuja: ,,Firma B. jest wtascicielem
takich marek jak B. C., H., B.. Zegarki, zegary, budziki, barometry w\w firm to produkty,
ktorych promocjg 1 dystrybucja B. zajmuje si¢ od 2010 r. Wieloletnie doswiadczenie firmy
oraz wspoOlpraca ze sprawdzonymi producentami pozwalaja jej oferowaé produkty najwyzszej
jakosci w bardzo atrakcyjnych cenach. Aktualng ofert¢ firmy B. znajdziecie Panstwo na
platformie hurtowej (...).pl oraz na stronie (...).pl.” — dowod — fotografia strony k. 269-273.
Powod uzyskal informacje, ze w hurtowni pozwanych sprzedawcy detaliczni nabywajg
zegarki z oznaczeniem ,,(...)", o wygladzie sfotografowanym w sklepie sprzedawcy
detalicznego M.P., jeden z nich numer referencyjny BC2606-RR.e powdd kupit — dowod —
fotografia witryny sklepu k. 285, rachunek k. 284, pismo L.K. k. 302-303, pismo Z. M. k.
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http://www.elixa.net/
http://www.elixa.net/
http://www.elixa.net/
http://www.elixa.net/
http://www.omax.bitronik.pl/

313. Wizerunki zegarkow ,,.Bruno Calvani Design” ze strony sklepu Z. M. www. (...).pl z daty

17 stycznia 2019 roku i ze strony www. (...).pl z 7 stycznia 2019 roku sa nastgpujace:
1. BC2606-BZ
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http://www.zegarki.diament.pl/
http://www.kruk.pl/

5. BC2606-S

/
&

- dowod — fotografie stron k. 296-297, 306

Powo6d wezwal pozwanych w pismie z 18 stycznia 2019 roku do zaprzestania naruszania
prawa oraz usuniecia skutkow naruszen - dowod — wezwanie k. 316-319. W odpowiedzi
pozwani 14 lutego 2019 roku zaprzeczyli aby wprowadzane przez nich do obrotu zegarki
Bruno Calvani Design byty podobne do wzoru zastosowanego w zegarkach powoda ,,Elixa”,
ponadto poinformowali powoda, ze nie sg zainteresowani wprowadzaniem tego modelu do
obrotu w przysztosci — dowod — pismo k. 320-321. Ponadto pozwany A.K. i w pismie z 30
kwietnia 2019 roku zawiadomit powoda, Zze nie posiada spornego modelu w sprzedazy i nie
jest zainteresowany dalszym jego prowadzeniem w przysztosci — dowod — pismo k. 390.

Wzornictwo dotyczace zegarkéw jest bardzo bogate, dostepne do nabycia na rynku sg wzory
podobne do zarejestrowanego wzoru powoda np. w sklepie internetowym (...) ck ., czy w

sklepie (...) .uk — dowdd — aktualne strony tych sprzedawcow, oferty sprzedazy k. 398, 404.

Sad Okregowy dokonal oceny materiatu dowodowego:

Zgodnie z art. 3 k.p.c. 1 art. 232 k.p.c. strona zobowigzana jest dawa¢ wyjasnienia co
do okolicznosci sprawy zgodnie z prawda i przedstawia¢ dowody. Ewentualne ujemne skutki
nie przedstawienia dowodu obcigzaja strong, ktora nie dopehlilta spoczywajacego na niej
obowigzku — wyrok Sadu Najwyzszego z 15 lipca 1999 oku CKN 415/99. Skutkiem
niewykazania przez stron¢ prawdziwosci jej twierdzen o faktach, ale tylko istotnych dla
sprawy jest to, ze twierdzenia strony zasadniczo nie bgda mogly stanowi¢ podstawy
rozstrzygnigcia sporu. W mysl ogolnych zasad procesowych na powodzie spoczywa cigzar
udowodnienia faktow uzasadniajacych dochodzone roszczenie — wyrok Sadu Najwyzszego z
19 grudnia 1997 roku II CKN 531/97, za$ na stornie pozwanej obowigzek wykazania, Ze
powodowi jego zadanie nie przystuguje — wyrok Sadu Najwyzszego z 20 grudnia 2006 roku
IV CSK 299/06.
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Podkre$lenia wymaga, ze w sprawach nalezagcych do wlasciwosci sadow
gospodarczych podstawowe znaczenie dowodowe majg — co do zasady — dowody z
dokumentow 1 dowody rzeczowe.

Powod zaniechat przedstawienia szeregu dowodow. Przede wszystkim powdd nie
musial dowodzi¢, ze pozwani wprowadzali do obrotu zegarki, w ktorych zastosowany byt
wzor wspolnotowy powoda nr 002260695-0013 do stycznia 2019 roku, gdyz pozwani
okoliczno$¢ wprowadzania do obrotu takich zegarkéw przyznali. Podnosili wprawdzie, ze
wzor zastosowany w zegarkach Bruno Calvani jest inny niz wzor wspolnotowy powoda.
Powdd nie przedstawit do oceny sadu produktu, bezspornie wprowadzanego do obrotu przez
pozwanych, w ktorym zastosowany bylby wzor wspdlnotowy powoda. Ziozenie do akt
dowodu rzeczowego po zamknigciu rozprawy i po pytaniach sagdu o mozliwos¢ dokonania
przez sad poréwnania wzoru powoda ze wzorem zastosowanym w produkcie pozwanych jest
stanowczo spdznione, szczegdlnie wobec tego, ze powod jest profesjonalistg 1 byl zastgpiony
przez profesjonalnego petnomocnika. Nie bylo zadnych przeszkod aby powod zegarek
kupiony w sklepie M.P. 5 stycznia 2019 roku, a pochodzacy jakoby od pozwanych
przedstawil wraz z pozwem, tak aby pozwani mogli zaja¢ stanowisko co do tego dowodu.
ZYozenie go po zamknieciu rozprawy nie jest niczym usprawiedliwione. Powod dopuszcza
mozliwo$¢ udzielania licencji na korzystanie z utwordéw stanowigcych mi¢dzy innymi wzory
zegarkow, nie zlozyl ani jednej, cho¢by przyktadowej umowy licencyjnej. Powod ztozyt do
akt bez dbatosci o ochrone danych osobowych — umowa z modelka Z. B., ochrong¢ tajemnicy
negocjacji, czy tajemnic¢ przedsigbiorstwa podmiotow, ktdre nie sg stronami w sprawie -
umowy ugody. Nie zlozyl natomiast uméw licencyjnych. Dowodem na stosowang przez
powoda optat¢ licencyjng nie jest oswiadczenie ksiegowej powoda, ze gdyby umowa
licencyjna byta zawarta, to oplata ta wynositaby 20.000,00 zt. Ponadto powdd nie przedstawit
jakiegokolwiek dowodu na potwierdzenie jak dlugo pozwani wprowadzali do obrotu te
konkretne modele zegarkow Bruno Calvani, w ktorych byt zastosowany wzor wspdlnotowy
powoda oraz tego ze po ztozeniu oswiadczenia przez pozwanych o zaniechaniu obrotu tymi
zegarkami tj. po 1 lutego 2019 roku pozwani nadal dokonujg tych czynnosci. Pozwani nie
zaprzeczyli, ze wprowadzaja do obrotu zegarki Bruno Calvani Design od 2010 roku. Nie
oznacza to jednak, ze we wszystkich zegarkach tak oznaczonych mogl by¢ zastosowany wzor
wspolnotowy powoda. Pozwani stanowczo oswiadczyli, ze sprzedaz zegarkow Bruno
Calvani, w ktorych ewentualnie mogt by¢ uciele$niony wzor wspolnotowy powoda zostata
zakonczona w styczniu 2019 roku oraz, ze nie zamierzaja sprzedawac ich w przysztosci 1 Sad

dal wiar¢ temu o$wiadczeniu pozwanych. Powod powotywat sie na o§wiadczenie M.P.,
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ktorego powod nie zlozyl, ze sprzedaje zegarki pochodzgce od pozwanych. Nawet gdyby
takie oswiadczenie istniato, to nie moze stanowi¢ dowodu na wprowadzanie przez pozwanych
do obrotu konkretnych zegarkéw po 1 lutego 2019 roku.

Nie byto w sprawie podstaw do dziatania sgdu z urz¢du i przeprowadzenia dowodu
niewskazanego przez strong. Nalezy podkresli¢, ze jest to dopuszczalne tylko w wyjatkowych
sytuacjach oraz musi wypltywaé z opartego na zobiektywizowanej ocenie przekonania o
koniecznos$ci jego przeprowadzenia. Ocena tej wyjatkowosci sytuacji musi odnosi¢ si¢
do konkretnych okolicznosci danej sprawy, a jednoczesnie powinna pozostawa¢ w zgodzie z
celem i zasadami procesu. Natomiast prawo sagdu do przeprowadzania dowodu z urzedu w
zadnym wypadku nie moze stuzy¢ usuwaniu skutkéw uchybien procesowych stron, nie jest to
przyczyna, ktora miataby przemawia¢ za dopuszczeniem dowodu z urzgdu.

Pelnomocnik powoda otrzymat odpowiedz na pozew w pazdzierniku 2019 roku i1 do
dnia rozprawy 15 stycznia 2020 roku nie wskazywal na konieczno$¢ ztozenia repliki na
odpowiedz na pozew oraz zakres przedmiotowy tej repliki. Sktadajac wniosek o wyznaczenie
terminu na zlozenie pisma przygotowawczego 15 stycznia 2020 roku pelnomocnik powoda
takze nie wskazat jakiej problematyki ma dotyczy¢ to pismo. Zdaniem Sadu sprawa nie jest
ani zawita, ani obrachunkowa, nie zachodzi zaden szczegélny przypadek wydania przez
przewodniczacego zarzadzenia wymiany pism — art. 205° § 1 k.p.c.. Nalezy pamictaé, ze
ustawodawca wymaga, aby zarzadzenie o wymianie przez Strony pism przygotowawczych
bylo wydawane przez przewodniczacego w uzasadnionych przypadkach. Stanowiska stron
przedstawione w pozwie i odpowiedzi na pozew sposob wystarczajacy przedstawiaja
wszystkie okolicznosci istotne dla rozstrzygnigcia sprawy. Nalezy takze zwrdci¢ uwage, ze
przepis art. 205° § 1 kp.c. wymaga aby w zarzadzeniu przewodniczacy oznaczyl
okoliczno$ci, ktore maja by¢ wyjasnione przez stron¢ w pismie przygotowawczym. Tak wiec
zobowigzanie przewidziane w art. 205% § 2 k.p.c. musi dotyczy¢ przedstawienia twierdzen i
dowodow na te wlasnie okolicznosci, a nie na wszystkie okoliczno$ci sprawy. To majac na
uwadze Sad oddalit wniosek powoda o zobowigzanie go do zlozenia pisma

przygotowawczego w odpowiedzi na odpowiedZ na pozew.

Sad Okregowy zwazyt:

Powodd wskazal, ze podstawa prawng roszczen wskazanych w pkt 1) zakazanie
pozwanemu ad 1 naruszania praw powoda, 2) zakazanie pozwanej ad 2 naruszania praw
powoda, 5) nakazanie pozwanym solidarnie usunig¢cie skutkow dokonanych naruszen, 6)

zasadzenie od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwoty 20.000,00 zt i 7) nakazanie
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pozwanym solidarnie podania do publicznej wiadomosci informacji o zapadlym
orzeczeniu — jest art. 89 rozporzadzenia 6/2002 w zwiazku z art. 286 p.w.p. i art. 287
p.w.p. w zwiazku z art. 291' p.w.p.. Tak okre§lona podstawa prawna roszczen powoda

wymaga jej omowienia oraz subsumpcji do ustalonego przez Sad stanu faktycznego.

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 roku w sprawie wzorow
wspolnotowych (Dz.U.UE.L.02.3.1 z 5.01.2002 r.) stworzyto ujednolicony system nabywania
prawa wytacznego do wzoru, jego jednolitego skutku na terytorium Unii Europejskiej 1 systemu
ochrony. W przepisie art. 3a rozporzadzenia zawarta jest legalna definicja, zgodnie z ktorg
wzorem jest posta¢ catego produktu lub jego czeSci, wynikajaca w szczegdlnosci z cech linii
konturdw, kolorystyki, ksztattu, tekstury lub materialdow produktu lub jego ornamentacji.
Zarejestrowany wzor wspolnotowy podlega ochronie w okresie 5 lat od daty zgloszenia, o ile
spetnia on przestanki z art. 1 ust.2b w zw. z art. 5 ust.1b 1 art. 6 ust.1b. Uprawniony moze
przedtuzy¢ ochrong na jeden lub wiecej okresow pigcioletnich, facznie do 25 lat. Powstaje w ten
sposob wylgcznos¢ uzywania wzoru, obejmujgca: wytwarzanie (making) catego produktu, w
ktorym wzor zostal uciele$niony lub do ktérego zostal zastosowany, oferowanie i
wprowadzenie do obrotu, przy czym oferowanie dotyczy nie tylko sprzedazy, ale rowniez
najmu, dzierzawy czy innego rodzaju przekazania produktu, majgcego ostatecznie na celu
przeniesienie prawa, uzycie produktu, ktory obejmuje takze wystawy czy pokazy, jesli
prowadzi do zaktocenia normalnej ekonomicznej eksploatacji prawa wylacznego, a takze
sktadowanie, interpretowane $cisle, ograniczane do dokonanego w celu oferowania produktu,
wprowadzenia go do obrotu, importu itd. - art. 19 ust.1. Z rejestracji wzoru wynikaja takze dla
uprawnionego roszczenia zakazowe wzgledem kazdej osoby, ktora narusza lub grozi
naruszeniem prawa m.in. wytwarzajac, wprowadzajac do obrotu czy przechowujac produkty, w
ktorych jest on inkorporowany. Dla oceny naruszenia (grozby naruszenia) istotne jest ustalenie,
ze wzor uciele$niony w produkcie pozwanego jest na tyle podobny do wzoru powoda, iz nie
wywolujg one na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogolnego wrazenia, uwzglednia si¢
przy tym swobode tworczg. Zgodnie z art. 10, zakres ochrony obejmuje bowiem kazdy wzor,
ktory nie wywoluje u zorientowanego uzytkownika innego ogolnego wrazenia (ust.1),
uwzgledniajac przy tym stopien swobody tworcy (ust. 2). Okreslaja go, postrzegalne zmystem
wzroku, cechy zewnetrzne wzoru ujawnione przez uprawnionego w dokumentacji ztozonej przy
wniosku o rejestracje. Dyrektywa nr 98/71/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 13
pazdziernika 1998 roku w sprawie prawnej ochrony wzorow, w wersji angielskiej w sposob

wyrazny odnosi si¢ do tych wilasnie cech (shown visibly). Przy badaniu naruszenia prawa do
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wzoru, ze wzgledu na podobienstwo do wzoru przemystowego ucielesnionego w produkcie
pozwanego, stosuje si¢ te same reguly co przy ocenie indywidualnego charakteru rysunku lub
modelu, ktéra opiera si¢ na ogdlnym wrazeniu, jakie sprawiajg one na zorientowanym
uzytkowniku w odniesieniu do tego co poprzednio istniato w danej dziedzinie produktow. Nie
ma znaczenia, ze wzor obowigzanego rézni si¢ od zarejestrowanego rysunku lub modelu
pewna, nawet duza liczba szczegotow, jesli mimo wszystko uzytkownik uzna, iz w
bezposrednim poréwnaniu, sa one do siebie podobne. Wzor bedzie mial charakter indywidualny
jedynie wowczas, gdy ma na tyle silng zdolno$¢ odrézniajgca go od innych, ze bedzie mogt by¢
zindywidualizowany (uznany za odmienny) przez zorientowanego uzytkownika — tak por. M.
Pozniak-Niedzielska Wzor wspolnoty W Ochrona znakow towarowych, wzorow przemystowych
i oznaczen geograficznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. UPRP Warszawa 2004
$.57-59. Zorientowanym jest uzytkownik bardziej wnikliwy, obiektywny, majacy lepsza
znajomos¢ przedmiotu. Nie jest to sam tworca, przecigtny odbiorca ani znawca w okre$lonej
dziedzinie, lecz osoba, ktora tkwi pomiedzy nimi. Niekoniecznie musi to tez by¢ uzytkownik
finalny — por. M. Pozniak-Niedzielska Ochrona wzorow przemystowych w prawie europejskim.
Europejski Przeglad Sadowy 1/2007 s.6, por. takze wyroki Sadu Unii Europejskiej z 18.03.2010
r. w sprawie T-9/07 P., z 22.06.2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-
513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S. i z 9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 K..) Zgodnie
Z orzecznictwem dotyczacym pojecia poinformowanego uzytkownika, przymiot uzytkownika
oznacza, ze dana osoba, niezaleznie, czy jest to uzytkownik koncowy, czy nabywca
profesjonalny, uzywa produktu, w ktorym zawiera si¢ wzor, zgodnie z przeznaczeniem tego
produktu. Okre$lenie poinformowany sugeruje, ze nie bedac twoércg czy ekspertem
technicznym, uzytkownik zna rézne wzory istniejagce w danej branzy, posiada pewien zakres
wiedzy na temat elementow, jakie te wzory zwykle posiadaja i w zwigzku z zainteresowaniem
produktami wykazuje stosunkowo wysoki poziom uwagi przy ich uzywaniu. Jednak nie
oznacza to, ze poinformowany uzytkownik jest w stanie dokona¢ rozréznienia wychodzac
poza doswiadczenie, jakie zgromadzit w zwigzku zuzytkowaniem produktu miedzy
aspektami wygladu produktu podyktowanymi jego funkcja techniczng atymi, ktore sa
dowolne. Pojecie zorientowanego uzytkownika nalezy rozumie¢ jako posrednie miedzy
pojeciem przecigtnego konsumenta z zakresu dziedziny znakow towarowych — od ktoérego nie
wymaga si¢ zadnej szczegolnej wiedzy 1 ktory na ogét, z powodu swej niedoskonatej pamieci,
nie dokonuje bezposredniego poréwnania kolidujacych ze sobg znakow — a pojgciem ,,znawcy
W danej dziedzinie” uzywanym w prawie patentowym, oznaczajacym eksperta posiadajacego

poglebiong wiedzg techniczng. Okresla ono nie uzytkownika wykazujacego przecigtng uwage,
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lecz osobe szczegdlnie uwazng, czy to zracji swojego osobistego doswiadczenia, czy
posiadanej rozleglej wiedzy w danym sektorze - tak wyrok Sadu Unii Europejskiej z
13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki.

Oceniajac indywidualny charakter wzoru sad rozwaza na ile utrudnione jest w danej
dziedzinie przemystu tworzenie rysunkow i modeli o charakterze indywidualnym. Swobodg¢
projektanta moga ogranicza¢ narzucane mu wzgledy funkcjonalne, techniczne, handlowe.
Stopien swobody twoércy przy opracowaniu wzoru nalezy okresla¢ ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan zwigzanych z wiasciwosciami wynikajagcymi z funkcji technicznej
produktu, a takze przepisow prawnych majacych do niego zastosowanie. Poréwnania ogdlnego
podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i wzoru przemystowego
zawartego lub zastosowanego w produkcie pozwanego dokonuje si¢ analizujac wystepujace
miedzy nimi podobiefistwa 1 rdznice. Zorientowany uzytkownik automatycznie pomija
elementy, ktore sa typowe 1 wspolne wszystkim tego rodzaju produktom, koncentrujac si¢ na
wlasciwosciach, ktore sg wyrazem tworczej swobody lub odbiegaja od normy (por takze
pozniejsze wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-153/08 S., z 16/12/2010 r. w sprawie T-513/09
J., 2 16/06/2011 r. w sprawie T-68/10 S., z 13/11/2012 r. w sprawach potaczonych T-83/11 i T-
84/11 A.). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, stopien swobody tworcy przy opracowaniu
wzoru nalezy okreslaé ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zwigzanych z
wlasciwosciami wynikajacymi z funkeji technicznej danego produktu lub jego czgsci, a takze
przepisdw prawnych majacych zastosowanie do takiego produktu. Ograniczenia te prowadza
do standaryzacji niektorych wilasciwosci, ktore stajg si¢ wten sposdb wspdlne wzorom
stosowanym w danym produkcie - tak wyrok Sadu Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w
sprawie T-74/18 i powotane tam wyroki. Stopien swobody tworcy jest wysoki lub bardzo
wysoki, jezeli mozna wyobrazi¢ sobie rdézne konfiguracje tego samego produktu, jezeli
produkt moze zosta¢ wytworzony w bardzo wielu roéznych ksztattach, kolorach i przy
wykorzystaniu bardzo wielu roznych materiatow, jezeli opis danego produktu jest bardzo
szeroki i nie zawiera zadnego doprecyzowania co do jego rodzaju czy funkcji, lub tez jezeli
ograniczenia o charakterze funkcjonalnym dotyczace obecnosci pewnych podstawowych
elementdw nie moga mie¢ znaczacego wptywu na ksztalt i widok ogoélny produktu, jako ze
moze on przybiera¢ roznie ksztalty i by¢ przedmiotem réznych rozwigzan —tak - wyrok Sadu
Unii Europejskiej z 13.06.2019 r. w sprawie T-74/18 i powotlane tam wyroki. Ocenie
podobienstwa/odmiennosci ogolnego wrazenia, jakie wywoluja na zorientowanym

uzytkowniku podlegaja wzoér uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany w produkcie
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domniemanego naruszyciela, nie przeciwstawia si¢ natomiast produktow stron. Sposob, w
jaki uprawniony uzywa wzoru jest bez znaczenia dla rozstrzygnigcia sporu. Jego produkt moze
by¢ jednak pomocniczo wykorzystany, jesli nie ma watpliwosci co do jego tozsamosci
(obowigzany nie kwestionuje identycznosci wzoru 1 uciele$niajagcego go produktu
uprawnionego). Nalezy przy tym wyjasni¢, ze poréwnanie to roézni si¢ od ryzyka konfuzji
konsumenckiej w prawie znakow towarowych, gdzie klient, zachowujacy w pamigci znak
uprawnionego, myli z nim znak towarowy innego przedsigbiorcy. W przypadku wzoroéw,
poréwnania — W ocenie normatywnej — dokonuje si¢ w sposob bezposredni (szerzej: L. Brancusi
Wzér wspolnotowy i jego zakres ochrony. Wydawnictwo C.H.Beck 2012 s.273-360), analizujgc
wystepujace miedzy nimi podobienstwa i roznice (por. wyroki z 22/06/2010 r. w sprawie T-
153/08 S., z 16.12.2010 r. w sprawie T-513/09 J., z 16.06.2011 r. w sprawie T-68/10 S., z
9.09.2011 r. w sprawie T-10/08 K.). Przy ocenie ogdlnego odmiennego wrazenia chodzi o
wrazenie wizualne, jakie dany wzor wywotuje jako cato§¢. Podstawowe znaczenie ma ujecie
syntetyczne i catoSciowe, a nie analityczne wyszukiwanie roznic — tak A. Tischner, Przestanki
zdolnosci rejestracyjnej wzorow przemystowych, w: System Prawa Prywatnego, tom 14B

Prawo wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 88.

Rozstrzygniecie o naruszeniu prawa z rejestracji wzoru wspolnotowego opierajace si¢
na wypracowanych w orzecznictwie sadéw wspolnotowych regutach oceny indywidualnego
charakteru wzoru, wynika zasadniczo z czteroetapowego badania, ktore polega na okresleniu:

1. sektora produktéw, w ktoérych wzor ma by¢ zawarty lub zastosowany,

2. zorientowanego uzytkownika tych produktéw i ich przeznaczenia, a takze, poprzez
odniesienie do tego zorientowanego uzytkownika, stopnia znajomosci stanu sztuki
wzorniczej 1 stopnia uwagi wykazywanej przy porownywaniu — bezposrednim, jesli to
mozliwe — poszczegdlnych wzorow,

3. stopnia swobody tworcy przy opracowywaniu wzoru,

4. wyniku poréwnania rozpatrywanych wzoréw z uwzglednieniem wtasciwego sektora,
swobody tworcy 1 catoSciowego wrazenia wywieranego na zorientowanym
uzytkowniku przez zakwestionowany wzor i przez kazdy wczesniejszy wzor, ktory
zostal udostgpniony publicznie

(por. wyrok Sadu UE z 7.11.2013 r. w sprawie T-666/11 D. .).

Ocena podobienstwa/odmiennosci ogdlnego wrazenia, jakie wywotuja na zorientowanym
uzytkowniku byta trudna, gdyz Sad dysponowatl swiadectwem rejestracji wzoru powoda oraz

fotografiami produktow wykonanymi u sprzedawcow z ktorymi powodd zawarl umowy ugody.
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Tymczasem Sad powinien oceni¢ wzOr uprawnionego i wzor zawarty lub zastosowany w
produkcie pozwanych jako domniemanych naruszycieli. Nie chodzi o przeciwstawienie
produktow stron, dlatego zbedne bylo przedstawienie produktu powoda. Sad nie mogt ustalié,
ze wzor ucielesniony w produkcie pozwanych jest na tyle podobny do wzoru powoda, iz nie
wywolujg one na zorientowanym uzytkowniku odmiennego ogdlnego wrazenia. Niemozliwe
bylo poréwnanie ogoélnego podobienstwa przeciwstawianych sobie wzoru zarejestrowanego i
wzoru przemystowego zastosowanego w produkcie pozwanych. Na podstawie fotografii tylko
ogoblnie mozna analizowa¢ wyst¢pujgce migdzy nimi podobienstwa i réznice. Sad mogt co
najwyzej uwzgledni¢ swobodg tworcza. Oceniajgc indywidualny charakter wzoru sad rozwazyt,
Ze nieograniczona jest swoboda tworcy wzorow zegarkow, nie jest utrudnione w tej dziedzinie
tworzenie rysunkéw i modeli 0 charakterze indywidualnym. T nieograniczona swoboda tworcza
projektanta oznacza, ze tylko znaczace roznice pomiedzy wzorem powoda, a wzorem
zastosowanym w produkcie pozwanych moga wywota¢ u zorientowanego uzytkownika
odmienne ogolne wrazenie. Zorientowany uzytkownik automatycznie pominie elementy, ktore
sg typowe i wspdlne wszystkim tego rodzaju produktom np. okragla koperta, réznorodnos¢
kolorystyczna, a skoncentruje si¢ na takich wtasciwosciach jak: szeroki pas przecinajacy $rodek
tarczy w innym Kkolorze/odcieniu koloru niz tarcza, oznaczeniu godzin w postaci czterech
indeksow na wyrdznionym pasie srodkowym tarczy. Cechy te istotnie maja walor estetyczny,
nie s3 warunkowane funkcjami jakie petnig. Na podstawie fotografii i zestawienia graficznego,
przygotowanego przez powoda nie mozna dokona¢ calo$ciowego poréwnania wzoréw. Mozna
jedynie na tej podstawie przyja¢, ze wzory zastosowane w sfotografowanych zegarkach
pozwanych: BC2606-BZ, BC2606-C, BC2606-R, BC2606-RR, BC2606-S i wzor powoda
002260695-0013 r6znig si¢ od siebie nieznacznie. Zorientowany odbiorca zauwazy wystepujaca
we wzorach zastosowanych na fotografiach produktow pozwanych wskazowke sekundowa,
ktorej nie ma we wzorze powoda. Jednakze nie mozna wobec braku mozliwosci oceny
wzoréw zastosowanych w produkcie pozwanych i wzoru powoda stanowczo stwierdzié, ze
oba wywoluja tozsame ogolne wrazenie na zorientowanym uzytkowniku.

W sprawach wzoréw wspolnotowych sady stosuja przepisy rozporzadzenia - art. 88
ust.l, a w kwestiach w nim nieuregulowanych ustawodawstwo krajowe, zar6wno prawo
materialne (ust.2.) jak 1 procesowe (ust. 3), odnoszace si¢ do krajowego wzoru przemystowego.
Zgodnie z art. 89 ust. 1, gdy Sad uzna, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba
naruszenia praw do wzoru wspdlnotowego, wowczas stosuje, jesli nie stojg temu na

przeszkodzie wazne powody, nastepujace srodki:
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a) zabraniajace pozwanemu kontynuowania dzialan, ktére naruszaja lub groza naruszeniem
wzoru wspolnotowego,

b) zajecie podrobionych produktow;

C) zajecie materialow i narzedzi wykorzystanych w przewazajgcej mierze do wytworzenia
podrobionych produktow, jezeli ich wiasciciel wiedzial do jakich celow byty uzyte lub byly
oczywiste w okreslonych okolicznosciach;

d) wszelkie $rodki pozwalajace na nalozenie innych sankcji, odpowiednich w okreslonych
okolicznosciach, przewidzianych przepisami prawa Panstwa Czlonkowskiego, w tym rowniez
prawa prywatnego mig¢dzynarodowego panstwa cztonkowskiego, w ktérym naruszenie miato
miejsce lub istnieje grozba jego popetnienia. Sad podejmuje tez niezbedne decyzje

zapewniajace przestrzeganie tych srodkdéw, zgodnie z prawem krajowym - art. 89 ust. 2.

W art. 287 w zwigzku z art. 292 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci
przemystowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 roku poz. 286, dalej p.w.p.) ustawodawca krajowy
przewidziat katalog roszczen przyshugujacych w przypadku naruszenia wzoru przemystowego.
W praktyce najwazniejszym S$rodkiem cywilnoprawnej ochrony praw majatkowych jest
niezalezne od winy naruszyciela roszczenie o zaniechanie. Stanowi ono typowy s$rodek
ochrony praw bezwzglednych i ma charakter obiektywny. Powdd wystapit z takim Zzadaniem
zakazania pozwanym naruszania jego praw, a wiec chodzi powodowi o ich zaprzestanie, jak i
niepodejmowanie. Z tego wzgledu z roszczeniem o zaniechanie (w przypadku powoda o
zakazanie naruszania) powéd moze skutecznie wystepowaé wowczas, gdy stan
naruszenia trwa, jak i wowczas, gdy wprawdzie stan taki ustal, ale istnieje mozliwos¢
ponownego podjecia dzialan naruszycielskich. Powdd nie udowodnit, Ze stan naruszenia ze
strony pozwanych trwa, ani tego, ze gdy stan ten ustal istnieje mozliwos¢ ponownego
podjecia dziatan naruszycielskich ze strony pozwanych. Skoro ani nie trwa stan naruszenia
praw powoda ze strony pozwanych, ani nie istnieje mozliwo$¢ podjecia dziatan
naruszycielskich przez pozwanych to roszczenie powoda o zakazanie pozwanym naruszania

praw powoda do wzoru wspdlnotowego nalezato oddalic.

Powdd nie ma legitymacji czynnej co do dochodzenia roszczenia o usunigcie skutkéw
dokonanych naruszen na podstawie art. 286 p.w.p. Na mocy tego przepisu sad, rozstrzygajac
0 naruszeniu prawa, moze orzec na wniosek uprawnionego o bedacych wlasnoscia
naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz $rodkach i
materiatach, ktore zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. Sad moze orzec

zwlaszcza o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasagdzonej na jego
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rzecz sumy pieni¢znej albo zniszczeniu. Orzekajac o tych srodkach, sad uwzglednia wage
naruszenia oraz interesy osob trzecich. Sad nie orzekl o naruszeniu prawa brak jest zatem
podstawy do uwzglednienia wniosku powoda. Ponadto wniosek o nakazanie wycofania od
dystrybutorow 1 partnerow handlowych zegarkow bedacych wiasnoscig pozwanych jest
pozbawiony podstaw takze dlatego, ze pozwani sprzedawali zegarki sprzedawcom
detalicznym prowadzac sprzedaz hurtowa, a nie komisowa. Po sprzedazy do tych

sprzedawcow przestali by¢ wlascicielami zegarkow.

Powdd zada na odstawie art. 287 ust. 1 pkt 2 p.w.p. naprawienia szkody przez zaptate sumy
pienieznej w wysoko$ci odpowiadajgcej optacie licencyjnej, ktora w chwili jego dochodzenia
bytaby nalezna tytutem udzielenia przez powoda zgody na korzystanie ze wzoru. Nalezy
pamigta¢, ze oba sposoby wynagrodzenia szkody wymienione w art. 287 ust. 1 p.w.p.
znajduja zastosowanie w przypadku naruszen zawinionych. Nie ma watpliwosci, ze optata
licencyjna moze stanowi¢ miernik utraconych zyskow. Sad podziela stanowisko doktryny
(migdzy innymi Anna Tischner w Komentarzu do ustawy z 9 maja 2007 roku o zmianie
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektérych innych ustaw, LEX/el,
2008) co do tego, ze nie ma podstaw do zasadzania odszkodowania w tej wysokosci, gdy nie
wykazano powstania jakiejkolwiek szkody. Powod nie udowodnit powstania szkody w
jakiejkolwiek postaci i wysokosci, nie udowodnil takze wysokosci tej ewentualnej optaty

licencyjnej.

Jako podstawe prawng roszczen 3), 4) i 8) pozwu powaéd wskazal art. 3, 18 ust. 1 pkt 1-3
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Powod sprzecznych z zasadami uczciwej
konkurencji dzialan pozwanych dopatruje si¢ tym, ze ,,pozwani posiadajac dostep do
tworczosci powoda wprowadzili do obrotu po 2013 roku modele zegarkéw o analogicznym
wygladzie do zegarkow oferowanych do sprzedazy przez powoda. Dokonali z premedytacja
skopiowania wygladu okreslonych modeli zegarkow ,,Elixa”, odwzorowujac doktadnie ich
charakterystyczne cechy, tak aby catym wygladem zegarek oferowany przez pozwanych

przypominal oferowany do sprzedazy zegarek powoda”.

Przepis art. 3 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1010, dalej u.z.n.k.) w sposob ogélny okresla czyn nieuczciwej
konkurencji, podczas gdy w ust. 2 wymienia przyktadowo niektore czyny (m.in.: nasladownictwo

produktéw), typizowane dodatkowo w art. 5-17, ktore nalezy wyktada¢ w ten sposob, ze ogolne
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okreslenie czynu nieuczciwej konkurencji i przepisy czyn ten uszczegodtawiajace pozostajg w
nastgpujacych wzajemnych relacjach:

- wymienione w ustawie czyny nie tworzg zamknigtego katalogu, za nieuczciwie konkurencyjne
mozna uzna¢ takze dzialanie niewymienione w art. 5-17, jezeli spetnia ono przestanki z art. 3
ust.1,

- wymagania wskazane w definicji odnosza si¢ do czyndw wymienionych w art. 5-17, art. 3 ust. 1
spetnia funkcje wobec nich korygujaca, gdy okreslony stan faktyczny, formalnie, speinia
przestanki z art. 5-17, w rzeczywistosci jednak dziatanie nie wykazuje ktorego$ ze znamion art. 3
ust. 1 (np. bezprawnosci) wykluczone jest uznanie go za nieuczciwie konkurencyjny.

Uznanie konkretnego dzialania za czyn nieuczciwej konkurencji wymaga ustalenia przez Sad, na
czym ono polegalo i zakwalifikowania go pod wzgledem prawnym przez przypisanie mu cech
konkretnego deliktu wskazanego w rozdziale drugim u.z.n.k. (Czyny nieuczciwej konkurencji -
art. 5-17) lub deliktu tam nieuj¢tego ale odpowiadajacego hipotezie art. 3 ust. 1 u.z.nk.. Na
podstawie tego przepisu chroniona jest uczciwa konkurencja, w sensie konkurowania jakoscig i
ceng, a nie agresywnego wdzierania si¢ w klientele, sposobami niezgodnymi z prawem lub
dobrymi obyczajami handlowymi. Prawo konkurencji hotduje zasadzie priori tempore potior
iure. Udzielenie ochrony zmierza do zabezpieczenia stusznych interesow tego przedsigbiorcy,
ktory poniodst okreslone naklady na zaprojektowanie, wprowadzenie do obrotu i promocje
okreslonego produktu, czy na rozpoznawalno$¢ jego oznaczenia. \Warunkiem uzyskania
ochrony jest w kazdym przypadku wykazanie pierwszenstwa rynkowego oraz zaistnienia
okoliczno$ci odpowiadajacych przestankom czynu nieuczciwe] konkurencji stypizowanego w
przepisach szczegélnych art. 5-17 lub w klauzuli generalnej art. 3 ust. 1 uz.nk. W
orzecznictwie Sadu Najwyzszego za dominujgce uznawane jest stanowisko, zgodnie z ktorym
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie przewiduje ochrony wylacznie w
przypadku, w ktorym zachowanie naruszyciela stanowi czyny stypizowane w rozdziale
drugim. Przepisy tego rozdziatu okreslajg tylko niektore z czyndw, ktére uznaje si¢ za
nieuczciwg konkurencje, generalnie natomiast nieuczciwe w rozumieniu u.z.n.k. jest kazde
zachowanie si¢ przedsigbiorcy, ktore narusza m.in. dobre obyczaje 1 kazde takie zachowanie,
jesli zagraza lub narusza interes innego przedsigbiorcy, podlega ochronie. Wymaga to jedynie
wskazania, jaki dobry obyczaj, inny niz wymieniony w konkretnym przepisie rozdzialu
drugiego, doznal naruszenia oraz udowodnienia, Ze nieprzestrzeganie tego obyczaju zagrozito

lub naruszylo interes konkurenta.

Powod wykazat pierwszenstwo rynkowe, a pozwani faktowi temu nie zaprzeczyli.
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Powodd wskazat, ze pozwani dokonali niewolniczego skopiowania modeli zegarkéw Elixa, a
zatem pod wzgledem prawnym czyn pozwanych odpowiadalby art. 13 ust. 1 u.z.n.k. W mysl
tego przepisu, czynem nieuczciwej konkurencji jest nasladowanie gotowego produktu,
polegajace na tym, ze za pomocg technicznych s$rodkéw reprodukcji jest kopiowana
zewnetrzna posta¢ produktu, jezeli moze wprowadzi¢ klientow w blad co do tozsamosci
producenta lub produktu. Chodzi tu o taki spér, ktory dotyczy korzystania z osiagnigcia
niestanowigcego przedmiotu praw wytacznych. To majac na uwadze powdd jako podstawe
zadan w tym zakresie wskazuje nie ten przepis, a art. 3 u.z.n.k. Samo nasladownictwo
towarow innego przedsigbiorcy, ktore nie korzystaja ze szczegodlnej ochrony wynikajacej z
praw wytacznych, nie jest sprzeczne z zasadami konkurencji i nie uzasadnia przyjgcia
istnienia czynu nieuczciwej konkurencji, nawet w wypadku zgodno$ci wymiarow kopii z
pierwowzorem — tak wyrok Sadu Najwyzszego z 11 lipca 2002 roku w sprawie I CKN
1319/00, OSNC 2003/5/73.

Sad uznal, ze nie mozna przyjac¢ naruszenia przez pozwanych praw wytacznych powoda do
wzoru wspoélnotowego, ale przede wszystkim powéd nie ma legitymacji czynnej do
dochodzenia roszczenia o zaniechanie, gdyz nie trwa stan naruszenia, ani nie istnieje
mozliwo$¢ ponownego podjecia dzialan naruszycielskich przez pozwanych. Skoro
pozwani zastosowali si¢ do wezwania powoda o zaniechanie obrotu zegarkami, o ktérych
twierdzil, ze naruszaja prawo bezwzgledne powoda i wycofali po 1 lutego 2019 roku
kwestionowane modele, a wigc na kilka miesigcy przed wniesieniem pozwu, to nie mozna
uznaé, ze ich dzialanie jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami i narusza lub

zagraza interesowi powoda.

Nalezy pamigta¢, ze wycofane modele zegarkow pozwanych byly wyraznie oznaczone
BRUNO CALVANI DESIGN. Wyczerpujace 1 wyrazne oznaczenie producenta na
opakowaniu towaru oraz trwate umieszczenie znaku towarowego bezposrednio na produkcie
wprowadzanym do obrotu wylacza mozliwos¢ wywotania bledu zarowno co do tozsamosci
producenta, jak i produktu — tak cytowany wyrok SN z 11 lipca 2002 roku. Nie doszto takze
do naruszenia interesu powoda jako przedsigbiorcy. Powdd nie ma legitymacji czynnej, gdyz
nie ma zwigzku pomigdzy dziataniami pozwanych, ktdre nie s3 bezprawne, a interesami
ekonomicznymi powoda. Pozwani wycofali zakwestionowane modele zegarkow z obrotu, nie

uzyskujg przewagi konkurencyjnej, a zatem nie naruszajg interesu powoda.

Powod nie ma legitymacji czynnej co do roszczenia o zaniechanie, gdyz na kilka miesiecy

przed ztozeniem pozwu ewentualnie niedozwolone dziatania pozwanych ustalty. W
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orzecznictwie przyjmuje si¢, ze fakt zaprzestania niedozwolonych dziatan nie eliminuje
mozliwo$ci rowniez zadania ich zakazania w przysztosci, jezeli w chwili zamknigcia
rozprawy istnieje zagrozenie, ze dzialania te moga by¢ podjete rowniez w przysztosci - tak
np. wyroki Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 24 maja 2011 roku, V ACa 193/11, LEX nr
1120388, z 4 listopada 2004 roku, I ACa 560/04, OSA 2006/7, poz. 25. Stron¢ powodowa
obcigza wykazanie okolicznoéci istnienia zagrozenia co do ponownego podjecia
niedozwolonych dziatan w przysziosci. Powdd nawet nie proébowal dowodzi¢ tej
okolicznosci. Poprzestat na stwierdzeniu, ze pozwani mieli przyja¢ w kwietniu 2019 roku od
sprzedawcow, z ktorymi powdd zawart umowy ugody, zwroty zegarkéw. To nie oznacza
jednak, ze pozwani te kwestionowane modele wprowadzili do obrotu i nadal je wprowadzajg.
W tym kontek$cie nalezy pamigtac, ze zastosowana w zwigzku z dopuszczeniem si¢ czynu
nieuczciwej konkurencji sankcja powinna by¢ odpowiednia do konkretnego czynu, ktérego
popelnienie przypisano naruszycielowi. Roszczenie o zaniechanie, jak i o usunigcie skutkow
naruszenia, odnosi si¢ wyraznie do ,,niedozwolonych dziatan” — art. 18 ust. 1 pkt 1 i
2u.z.nk.. Dziataniem faktycznym, przypisanym pozwanym jako czyn nieuczciwej
konkurencji, byto skopiowanie modeli zegarkow Elixa, z wprowadzania ktorych to modeli
pozwani wycofali si¢ na wiele miesigcy przed wniesieniem pozwu i €O najmniej dwukrotnie
ztozyli o$wiadczenie, ze nie zamierzajg wprowadzaé tych modeli zegarkéw do obrotu. Przy
takim okresleniu popelnionego czynu nieuczciwej konkurencji nie mozna uznaé za
uzasadnione orzeczenie zakazu wprowadzania do obrotu modeli zegarkow, ktore nie sg i nie
beda do obrotu wprowadzane. Cytowany przepis stanowi podstawe orzeczenia zakazujacego
konkretnych, niedozwolonych dziatan konkurencyjnych, ktére zagrozity interesowi lub
naruszyly interes powoda. Wymaga podkreslenia, Ze roszczenie o usunigcie skutkow
niedozwolonych dzialan musi by¢ interpretowane $cisle w powigzaniu z konkretnym czynem
nieuczciwej konkurencji i precyzyjnym zdefiniowaniu skutkéw takiego czynu. Czyn za§ moze
zosta¢ popeliony dopiero wtedy, gdy powstaje zagrozenie lub naruszenie interesow
przedsigbiorcy. Nawet w przypadku zagrozenia interesOw powstaje zawsze pytanie o skutki,
ktore powstaja i tylko takie skutki moga by¢ usunigte przy pomocy omawianego roszczenia.
Roszczenie o usunigcie skutkow niedozwolonych dziatan ma odwroci¢ skutki czynu
niedozwolonego, a wigc przywroci¢ stan sprzed naruszenia interesu danego przedsigbiorcy.
Roszczenie o ztozenie o§wiadczenia odpowiedniej tresci 1 w odpowiedniej formie przez
pozwanych jest roszczeniem, ktorego cel jest podobny do roszczenia o usunigcie skutkow
niedozwolonego dzialania. Celem takiego o$wiadczenia nie jest bowiem satysfakcja moralna,

ale dopethienie skutkéw innych nakazoéw i zakazéw. Nalezy bowiem zaktadaé, Ze roszczenie
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to ma w przewazajacym zakresie cel informacyjny, a jednocze$nie moze wptywac na oceng i
zachowanie klienteli powoda - postanowienie Sadu Najwyzszego z 13 sierpnia 2002 roku, 1V
CKN 329/01, LEX nr 57217. Nie bez znaczenia jest rOwniez charakter prewencyjny tego
roszczenia. Konieczno$¢ ztozenia oswiadczenia, ktorego trescig jest zwykle przyznanie si¢ do
popelnionego czynu nieuczciwej konkurencji, ma réwniez dziata¢ prewencyjnie, zniechg¢cajac
do popehienia czynu nieuczciwej konkurencji w przysziosci. Nie przystaje do tak
okreslonych celow roszczenie o ztozenie oswiadczenia na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 3
u.z.n.k. sformutowane przez powoda. Powdd domaga si¢ bowiem, aby pozwani przeprosili
powoda za wprowadzanie do obrotu zegarkdéw, co (zdaniem powoda) stanowito czyn
nieuczciwej konkurencji poprzez naruszenie interesu powoda, CO stanowi naruszenie praw
powoda i wprowadzito klientoéw grupy A. w btad. Wprowadzenie do obrotu zegarkéw nie jest
czynem nieuczciwej konkurencji i nie wprowadza klientow w blad. Nie stanowi naruszenia
interesu powoda i naruszenia jego praw wprowadzanie do obrotu przez pozwanych zegarkow
w ogoéle. Ponadto bez znaczenia w sprawie ma wprowadzenie w btad, nie wiadomo co do
czego, klientow Grupy A., ktora to ,Grupa” nie jest strong postepowania. Jest
niekwestionowane w orzecznictwie, ze roszczenie to nie ma stuzy¢ represji. Takiej represji
stuzytaby publikacja o$wiadczenia nie tylko stanowigcego przeproszenie za zastosowanie si¢
do wezwania powoda od lutego 2019 roku, ale przede wszystkim stanowigcego za
przeproszenie prowadzenia przez pozwanych dziatalnosci gospodarcze;.
To wszystko majac na uwadze Sad oddalil powddztwo w catosci.

O kosztach procesu Sad orzekt w oparciu o art. 99 k.p.c. w zwigzku z art. 98 § 11 § 3 k.p.c.
Na koszty poniesione przez pozwanych solidarnie sktada si¢ oplata za czynnos$ci rzecznika
patentowego na podstawie rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwos$ci z 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie optat za czynnosci rzecznikow patentowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz.
14310 w kwocie 3.600,00 zt - § 4 pkt 5, w kwocie 1.680,00 zt - § 5 ust. 1 pkt 3 oraz kwota
34,00 zt tytutem optaty skarbowej od pelnomocnictw kazdego z pozwanych - tacznie 5.314,00

zt.

SSO Ewa Dietkow
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